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Verfugung
im Widerspruchsverfahren Nr. 102480
in Sachen

YOUSEEZURI AG
Bahnhofstrasse 69
8001 Zirich

Widersprechende Partei
vertreten durch

Advokatur Athanasopoulos
Zolliker Strasse 57
8702 Zollikon

CH-Marke Nr. 719286 - You See Augenlaser

gegen

Augenzentrum Interlaken AG
Kammistrasse 13
3800 Interlaken

Widerspruchsgegnerische Partei
vertreten durch

Domenig & Partner Rechtsanwalte AG
Hirschengraben 2

Postfach 2276

3001 Bern

CH-Marke Nr. 772567 - EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.)) A
EYE SEE YOU /

AUGENLASER

Gestutzt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes tber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung
des IGE Uber Gebiihren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes (iber das
Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1.

10.
11.

Die Eintragung der CH-Marke Nr. 772567 "EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.))" (nachfolgend
angefochtene Marke) wurde am 22.11.2021 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist fir folgende Dienstleistungen
eingetragen:

44  Medizinische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, némlich Bewertung des
Sehvermégens, Behandlung von Sehstérungen.

Am 21.02.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfanglich
Widerspruch und beantragte deren Widerruf.

Die widersprechende Partei stltzt sich auf inre Schweizer Marke Nr. 719286 "You See Augenlaser”
(nachfolgend Widerspruchsmarke), die fir folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

5 Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterindrmedizinische Préparate;
Hygienepréparate fiir medizinische Zwecke; diétetische Lebensmittel und Erzeugnisse flir
medizinische oder veterindrmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergdnzungsmittel fiir
Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfiillmittel und Abdruckmassen fiir zahnéarztliche
Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schédlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

10  Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente und Apparate; kiinstliche Gliedmassen,
Augen und Zahne; orthopédische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; flir Behinderte angepasste
therapeutische und unterstlitzende Geréate; Massagegeréte; Apparate, Geréte und Gegensténde fiir
Séuglinge; Apparate, Geréate und Gegenstdnde flir die sexuelle Aktivitét.

44  Medizinische Dienstleistungen; veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und
Schénheitspflege fiir Menschen und Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

Mit Verfligung vom 24.02.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer
Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

Mit Schreiben vom 23.03.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme
ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke geltend.

Mit Verfligung vom 24.03.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
Mit Schreiben vom 22.04.2022 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.

Mit Verfligung vom 25.04.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik
einzureichen.

Mit Schreiben vom 23.05.2022 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
Mit Verfligung vom 30.05.2022 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

Auf die einzelnen Ausflihrungen der Parteien wird, soweit sie flir den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

1.

2/8

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke gegen die
Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist
ist auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 02.02.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10.09.2021. Die
widersprechende Partei ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum
Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der
notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebiihr wurde rechtzeitig
bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
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Anmeldung als Defensivmarke

3.

Unter Verweis auf diverse ahnlichen Markenanmeldungen macht die widerspruchsgegnerische Partei u.a.
geltend, es handle sich bei der Widerspruchsmarke um eine Defensivmarke (vgl. Stellungnahme, Rz. 8).

Bezlglich dieses Arguments gilt es zu beachten, dass das Widerspruchsverfahren ein registerrechtliches
Verfahren ist und deshalb moglichst einfach, rasch und kostengiinstig sein soll. Insoweit handelt es sich
um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klarung
komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31
MSchG allein die Priifung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom
Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider
Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbediirftige Umstande (z.B. die Bekanntheit der
alteren Marke) nur insoweit beriicksichtigt werden kdnnen, als die fir sie wesentlichen Tatsachen
institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft gemacht» sind. Demgegeniiber ist eine Reihe von Fragen, die
fur die endguiltige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein konnen, im Widerspruchsverfahren nicht
zu bericksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsatze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschrankt; dartiberhinausgehende
Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu
beriicksichtigen. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein
Rechtsprinzip, das grundsatzlich fir die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des beschrankten
Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots
jedoch nur mit Bezug auf Argumente mdglich, die in diesem Verfahren zur Verfligung stehen.

Das Argument der Rechtsmissbrauchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann somit im
Widerspruchsverfahren nicht gehért werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien],
Teil 6, Ziff. 1, auf www.ige.ch).

lll. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1.
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Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kénnen, die unter der
Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer
Ublichen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt. Eine ibereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag fir sich allein noch keine Gleichartigkeit zu
begriinden, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfillt. In der Markenpraxis
haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fiir oder gegen die
Gleichartigkeit gelten kénnen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff.).

Die angefochtene Marke ist fir folgende Dienstleistungen eingetragen:

44  Medizinische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, némlich Bewertung des
Sehvermégens, Behandlung von Sehstérungen

Die Widerspruchsmarke ist u.a. fiir folgende Dienstleistungen eingetragen:
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44  Medizinische Dienstleistungen; veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und
Schénheitspflege fiir Menschen und Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

Die breite Formulierung Medizinische Dienstleistungen der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtenen
Medizinischen Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, ndmlich Bewertung des Sehvermbgens,
Behandlung von Sehstérungen in Klasse 44. Es besteht somit nicht weiter zu diskutierende Identitat.

Da die Dienstleistungsgleichheit vollumfanglich bejaht wird, ist nachfolgend die Zeichenahnlichkeit zu
prufen.

C. Vergleich der Zeichen

1.
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genligend unterscheiden, aufgrund des
Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen
interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder
weniger verschwommene Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens
gegenubersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche
geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

In casu stehen sich die Wortmarke "You See Augenlaser" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-
/Bildmarke "EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.))" (angefochtene Marke) gegentiber. Die Frage, ob bei
aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder
ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend fiir die
Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch
dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die
Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus
untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff.
6.3.3). Das figurative Element macht ungefahr ein Drittel des angefochtenen Zeichens aus. Es besteht aus
einer aus mehreren Elementen zusammengesetzten halbkreisférmigen Gestaltung, in welcher als Ganzes
ein stilisiertes Auge, zusatzlich auch der Kopf eines Greifvogels erkannt werden kann. Diese Gestaltung
vermag bereits aufgrund ihrer Grésse der angefochtenen Marke den Gesamteindruck zu bestimmen, so
dass nicht mehr von bloss untergeordnetem figurativen Beiwerk gesprochen werden kann. Beim
nachfolgenden Zeichenvergleich ist somit die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke entsprechend
zu wurdigen.

In casu stehen sich die Wortelemente "You See Augenlaser" (Widerspruchsmarke) und "EYE SEE YOU
AUGENLASER ((fig.))" (angefochtene Marke) gegeniiber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird
durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemass Rechtsprechung eine
Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel geniigt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen
anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 — sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi
/ Rossi [fig.]). Die angefochtene Marke ibernimmt samtliche Wortelemente der Widerspruchsmarke, wobei
die Begriffe "see" und "you" an umgekehrter Stelle stehen, das Element "Augenlaser" hingegen ebenfalls
am Zeichenende platziert ist. Weiter weist die angefochtene Marke am besonders pragenden
Zeichenanfang den zusatzlichen Begriff "EYE" und am Zeichenende noch die figurative Gestaltung auf.
Bedingt durch die Ubernahme samtlicher Wortelemente des Widerspruchzeichens in die angefochtene
Marke ist trotz der aufgezeigten Unterschiede von einer Ahnlichkeit im Schriftbild auszugehen, zumal der
Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross-/Kleinbuchstaben, die angefochten Marke hingegen
durchwegs in Grossbuchstaben gehalten ist, gemass Rechtsprechung kennzeichnungsmassig nicht ins
Gewicht fallt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung
das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht pragt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO /
SCIELO).

Beim klanglichen Vergleich spielen die figurativen Elemente keine Rolle. Die sich gegenliberstehenden
Zeichen weisen sechs (ju:-si:-au-gen-leiz-ar) bzw. sieben Silben auf (a1-si:-ju:-au-gen-leiz-ar). Trotz der
zusétzlichen Silbe am Zeichenanfang ist aufgrund der Ubernahme samtlicher Wortelemente der
Widerspruchsmarke durch das angefochtene Zeichen und der Anordnung der letzten vier Silben in
identischer Reihenfolge von einer klanglichen Ahnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen auszugehen.
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Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkiirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen
neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich
aufdrangen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
sich das Publikum durch einen a@hnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild tauschen lasst (Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

Die Widerspruchsmarke bedeutet auf Deutsch "du siehst Augenlaser”, wahrend dem das angefochtene
Zeichen als "Auge siehst du Augenlaser" von den angesprochenen Abnehmerkreisen verstanden wird. Die
drei ersten Wortelemente der angefochtenen Marke konnen dabei auch als Wortspiel gelesen werden, da
die Aussprache dieser Begriffe identisch ist zur englischen Begriffskombination "l see you" (= ich sehe
dich). Zwar ergeben als Ganzes weder die altere noch die jlingere Marke einen Sinn. Hingegen sind die
einzelnen Elemente klar verstandlich. Wohl vermag die figurative Gestaltung den Sinngehalt der beiden
Zeichen gemeinsamen Elemente "you", "see" sowie "Augenlaser" nicht zu verandern. Hingegen bewirkt
der zusatzliche Begriff "eye" aufgrund des Wortspiels einen Sinngehalt, der bei der Widerspruchsmarke
nicht ohne Ergéanzung erkannt wird. Trotzdem ist in der Gesamtbetrachtung von einer gewissen Ahnlichkeit

im Sinngehalt auszugehen.

Ob die festgestellten Ahnlichkeiten fiir die Bejahung der Verwechslungsgefahr gentigen, gilt es in der Folge
zu prifen.

D. Verwechslungsgefahr

1.
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Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil — im engeren oder im weiteren
Sinne — verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berticksichtigen, fir welche
Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5).

Die strittigen medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44 decken nicht nur alltagliche Bedlrfnisse ab und
setzten dementsprechend eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Es ist mithin von einem
erhohten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-
3012/2012, E. 4.2.1 — PALLAS / Pallas Seminare (fig.)). An dieser Einschatzung konnen auch die
Ausfliihrungen der Widersprechenden, wonach die Zielgruppe mit Abnehmern von Modeaccessoires
verglichen werden kdnne, nichts andern. Die Tatsache, dass das Lasern der Augen auch im Bereich der
asthetischen Chirurgie angeboten und entsprechend beworben wird und u.U. die gleichen Abnehmerkreise
angesprochen werden, bewirkt nicht, dass der Aufmerksamkeitsgrad reduziert ware. Einer Behandlung am
Auge unterzieht sich der Abnehmer der strittigen medizinischen Dienstleistungen erst nach sorgfaltiger
Abwagung der Risiken und nach eingehender Beratung.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwache Marken ist
der geschitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken gentigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Die widerspruchsgegnerische Partei geht von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke aus. Sie macht in ihrer Stellungnahme geltend, dass die Widerspruchsmarke fiir die
medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44, insbesondere fiir die Durchflihrung von
Augenlaseroperationen in einzelnen Teilen direkt beschreibend sei und sie auch im Gesamtbild sehr nahe
am Gemeingutcharakter sei (vgl. Stellungnahme, Rz. 19). Dies gelte sowohl fiir das Element "Augenlaser”
wie auch fiir die Wortkombination "you see", welche die Zweckbestimmung der Dienstleistungen
beschreibe. Somit sei die Kennzeichnungskraft des Widerspruchzeichens als sehr schwach einzustufen.

Demgegenuber geht die widersprechende Partei u.a. davon aus, dass die Kombination der einzelnen
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Wortelemente im Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen der Klasse 44 phantasiehaften
Gehalt aufweise, da mit den einzelnen Begriffen gespielt werden kénne. So kénne die englische
Begriffskombination "You see" nicht nur als Feststellung im Sinne von "Du siehst" verstanden werden,
sondern es sei auch ein Verstandnis als Frage oder als Bestatigung denkbar, was die Kennzeichnungskraft
im relevanten Dienstleistungsbereich sogar erhéhe (Replik, S. 3).

Das Institut kann sich der Auffassung der widersprechenden Partei nicht anschliessen. "Augenlaser”
beschreibt eine Behandlungs- bzw. Operationsmethode im Bereich der Ophthalmologie. Die
Wortkombination "You See" ist eine banale Aussage mit der Bedeutung "du siehst". In Verbindung mit den
in casu relevanten medizinischen Dienstleistungen in Klasse 44 beschreibt diese Aussage die
Zweckbestimmung dieser Dienstleistungen, namlich dass der Patient nach der Behandlung sieht. Somit
sind weder "You See" noch "Augenlaser" aufgrund ihres beschreibenden Charakters
kennzeichnungskraftig. Die Widerspruchsmarke schopft ihre Kennzeichnungskraft denn auch einzig aus
der Kombination dieser zwei beschreibenden Elemente, deren Kombination etwas mehr als deren blossen
Summe ergibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.9.1.1). Aufgrund des beschreibenden Charakters der
Zeichenelemente "You See" und "Augenlaser" verfigt die Widerspruchsmarke aber Giber eine verminderte
Kennzeichnungskraft.

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphare des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich
gemeinfrei ist, steht definitionsgemass dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt
sich eine Beschrankung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort
ahnlich sind. Solche Marken kénnen zwar gliltig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das
zum Gemeingut gehdrende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Vorliegend erschépft sich

die Ubereinstimmung der Vergleichszeichen in den Begriffen "you", "see" sowie "Augenlaser" und damit in
beschreibenden und somit gemeinfreien Begriffen.

Damit aufgrund einer Ubereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefallen doch
Verwechslungsgefahr besteht, miissen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die
Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensitat der Werbung in ihrer Gesamtheit eine
erhohte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil, in casu
"you see" bzw. "Augenlaser", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder als Serienmarke
verwendet werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

Anhand der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes zufolge
Benitzung tber einen erhéhten Schutzumfang verfiigt und die beschreibenden Bestandteile "You See"
bzw. "Augenlaser" am erweiterten Schutz der Marke teilgenommen haben bzw. als Serienmarke verwendet
wurden. Es wurden keine diesbeziiglichen Belege eingereicht. Das Institut fihrt in diesem Zusammenhang
trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Die Untersuchungsmaxime muss
dort ihre Grenzen finden, wo Abklarungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Starkung der
prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwachung der Position der
anderen Partei nach sich ziehen wirden. Folglich hat die widersprechende Partei die Folgen der
Beweislosigkeit zu tragen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Es ist somit von einem
reduzierten Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

In einer Gesamtbeurteilung ist nun die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Vorliegend stimmen die
Zeichen zwar in den beschreibenden Elementen "Augenlaser" sowie den Elementen "you" und "see"
Uberein. Bei beschreibenden Marken(elementen) genligen jedoch bereits bescheidene Abweichungen, um
eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Von Bedeutung ist in casu, dass sich die im Konflikt
stehenden Zeichen am besonders markanten Zeichenanfang- und Ende deutlich unterscheiden, namlich
durch die Platzierung des Begriffs "eye" am Zeichenanfang und der auffalligen, weder beschreibenden
noch Ublichen Grafik am Zeichenende. Damit verfligt die angefochtene Marke Uiber zusatzliche Elemente,
die sich in der Widerspruchsmarke nicht wiederfinden. Zwar ist mit der widersprechenden Partei daflir zu
halten, dass auch schutzunfahige Elemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach
ausgeklammert werden dirfen. Insbesondere eine Ubereinstimmende Position schutzunfahiger
Bestandteile und somit Ubereinstimmungen im Aufbau bzw. Zeichenstruktur gilt es zu beriicksichtigen
(Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Wohl Gbernimmt das jlingere Zeichen samtliche Wortelemente der
Widerspruchsmarke in leicht geanderter Reihenfolge und zudem wird das Element "Augenlaser" als letztes
Wortelement platziert. Diese Gemeinsamkeiten in gemeinfreien Elementen vermdgen in casu eine
Verwechslungsgefahr hingegen nicht zu rechtfertigen. Die Unterschiede am Zeichenanfang und —ende,
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insbesondere in der kennzeichnungskraftigen Grafik, die gut ein Drittel des jlingeren Zeichens ausmacht,
Uberwiegen denn auch die Gemeinsamkeiten. Schliesslich gilt es festzuhalten, dass die beiden Zeichen
gemeinsamen Wortelemente je einzeln gemeinfrei sind. Erst ihre jeweilige Position und Kombination fiihrt
zu einem Minimum an Unterscheidungskraft betreffend die fraglichen Dienstleistungen der Klasse 44 (you
see augenlaser vs. eye see you augenlaser). Die genaue Wortkombination der Widerspruchsmarke findet
sich jedoch in der angefochtenen Marke nicht wieder. Vielmehr wird in letzterer ein Wortspiel in der
Bedeutung "l see you" erkannt. Aufgrund des erhohten Aufmerksamkeitsgrades, den der Adressat bei der
Inanspruchnahme von medizinischen Dienstleistungen an den Tag legt, werden diese Besonderheiten und
Unterschiede von den Abnehmern wahrgenommen. Damit besteht trotz der Ubereinstimmung in den

Begriffen "see", "you" sowie "Augenlaser" ein abweichender Sinngehalt zwischen den Konflikizeichen.

11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass trotz der festgestellten Ahnlichkeiten aufgrund des
zusatzlichen Wortelements "eye", der kennzeichnungskraftigen Grafik sowie der anderen Positionierung
der Wortelemente "see" und "you" die Zeichen als Ganzes einen unterschiedlichen Gesamteindruck
hervorrufen.

12. Vor diesem Hintergrund und angesichts der erhéhten Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. lll. D. Ziff. 2
hiervor) ist deshalb, insbesondere auch in Anbetracht der festgestellten reduzierten Kennzeichnungskraft
der Ubereinstimmenden Elemente "You", "see" und "Augenlaser”, nicht zu erwarten, dass ein
Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Das jlingere Zeichen hebt sich somit aus den
genannten Griinden — auch unter Berticksichtigung der Dienstleistungsgleichheit — genliigend von der
Widerspruchsmarke ab. Folglich ist sowohl das Vorliegen einer unmittelbaren wie auch einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 102480 wird
daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebihr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu
Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid tber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die
Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.
Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen (vgl. Richtlinien,
Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel
praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher
Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Griinde flir eine Abweichung von der vorerwahnten
Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine
Parteientschadigung von CHF 2'400.00 als angemessen.
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Aus diesen Griinden wird
verfiigt:

1.
Der Widerspruch Nr. 102480 wird abgewiesen.

2
Die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschadigung von
CHF 2'400.00 zu bezahlen.

4,
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich er6ffnet.

Bern, 23. August 2022

Freundliche Griisse

L7 Bl

Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde gefuhrt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die
Beschwerde spatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen
Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
Ubergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer
schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit
sie die beschwerdeflhrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwWVG).
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